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POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w sktadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 23 kwietnia 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku P. S.A z siedzibg w Warszawie
z udziatem P. spo6tki z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Warszawie

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. udzieli¢ P. S.A z siedzibg w Warszawie zabezpieczenia roszczen wzgledem P. spétki z ograniczong

odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie:

1. o zaniechanie naruszen praw do znakéw towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod
numerami EUTM 015686694 i EUTM 010329209 oraz polskiego znaku towarowego nr R.217038
(tacznie ,Znaki Chopin”) polegajgcych na uzywaniu oznaczenia z elementem ,,Chopin” w odniesieniu
do wina, w tym w szczegdlnosci na imporcie, reklamowaniu, oferowaniu, sprzedazy oraz dystrybucji
win zawierajgcych to oznaczenie, a takze postugiwaniu sie etykietami win zawierajgcymi to
oznaczenie, bez wzgledu na rodzaj czcionki i kolorystyke, za pomocg ktérych oznaczenie to jest

przedstawione,

2. 0 zniszczenie stanowigcych wlasnos¢ obowigzanej bezprawnie wytworzonych etykiet zawierajgcych

oznaczenie z elementem ,,Chopin”,

poprzez

a. zakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, uzywania w odniesieniu do wina oznaczenia z
elementem ,,Chopin”, bez wzgledu na rodzaj czcionki i kolorystyke za pomocg ktérych oznaczenie to
jest przedstawione, w szczegodlnosci: importu, reklamowania, oferowania, sprzedazy oraz dystrybuciji
win zawierajgcych to oznaczenie, a takze postugiwania sie etykietami win zawierajgcymi to

oznaczenie na terytorium catej Unii Europejskiej,

b. zajecie, na czas trwania procesu, bedgcych wiasnoscig obowigzanej win, etykiet win oraz
materiatdw reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem ,Chopin”, bez wzgledu na rodzaj

czcionki i kolorystyke, za pomoca ktérych jest ono przedstawione;

Il. oddali¢ wniosek w pozostatej czesci;



Ill. wyznaczy¢é P. S.A z siedzibg w Warszawie dwutygodniowy termin do wystgpienia wzgledem P.
spotki z ograniczong odpowiedzialno$cig z siedzibg w Warszawie z pozwem obejmujgcym roszczenia

okreslone w pkt 1.1.i 2,;

IV. zwrdci¢ P. S.A z siedzibg w Warszawie z kasy Sgdu Okregowego w Warszawie kwote 400

(czterysta) ztotych tytutem nienaleznie uiszczonej czesci optaty sgdowej.
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Uzasadnienie

17 kwietnia 2020 r. P. S.A. z siedzibg w Warszawie wniosta o zabezpieczenie roszczen o:

1. zaniechanie przez P. spétke z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie naruszen
praw do znakow towarowych Unii Europejskiej zarejestrowanych pod numerami EUTM 015686694 i
EUTM 010329209 oraz polskiego znaku towarowego nr R.217038 polegajacych na uzywaniu
oznaczenia z elementem ,Chopin” w odniesieniu do produktu wino, w tym w szczegdlnosci na
imporcie, reklamowaniu, oferowaniu, sprzedazy oraz dystrybucji win zawierajgcych to oznaczenie, a
takze postugiwaniu sie etykietami win zawierajgcymi to oznaczenie, bez wzgledu na rodzaj czcionki i

kolorystyke, za pomoca ktérych oznaczenie to jest przedstawione;

2. zniszczenie bezprawnie wytworzonych i wprowadzonych do obrotu towaréw oraz wytworzonych

etykiet zawierajgcych oznaczenie z elementem ,Chopin”;

poprzez:

a. zakazanie obowigzanej, na czas trwania procesu, uzywania w odniesieniu do produktu wino
oznaczenia z elementem ,Chopin”, bez wzgledu na rodzaj czcionki i kolorystyke za pomocg ktérych
oznaczenie to jest przedstawione, w tym w szczegodlnosci zakazanie importu, reklamowania, oferowa-
nia, sprzedazy oraz dystrybucji win zawierajgcych to oznaczenie, a takze zakazanie postugiwania sie

etykietami win zawierajgcymi to oznaczenie, w odniesieniu do terytorium catej Unii Europejskiej;

b. zajecie, na czas trwania procesu, bedgcych wiasnoscig obowigzanej win i etykiet win oraz
materiatéw reklamowych opatrzonych oznaczeniem z elementem ,Chopin”, bez wzgledu na rodzaj

czcionki i kolorystyke za pomocg ktérych jest ono przedstawione.

Ponadto, na podstawie art. 756° § 1 pkt 1 k.p.c. wniosta o natozenie na spétke P. obowigzku zaptaty
na rzecz uprawnionej sumy pienieznej w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien, w ktérym obowigzana

naruszy obowigzek wskazany w a.

Sad ustalit:

P. S.A. z siedzibg w Warszawie jest producentem i dystrybutorem napojow bezalkoholowych i

alkoholowych, w tym: waédki, nalewek oraz likieréw. Spétce przystugujg prawa do:

- unijnego stownego znaku towarowego CHOPIN zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds.
Witasnosci Intelektualnej (EUIPO) pod nr 015686694 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towaréw z klasy

33. klasyfikacji nicejskiej (napoje alkoholowe z wyjatkiem piwa)



- unijnego stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w EUIPO pod nr
010329209 w dniu 21 listopada 2016 r., dla towaréw z klasy 33. (wodka)

A

N

- stowno-graficznego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Patentowym RP
pod nr 217038 w dniu 17 czerwca 2009 r. dla towaréw z klasy 33. (wodka, napoje alkoholowe z

wyjatkiem piwa). (dowdd: sSwiadectwa rejestracji k.43-53)

Najbardziej znanym produktem uprawnionej jest wodka ,Chopin”, ktéra przez lata obecnosci
na rynku, wskutek wysokich naktadow, dziatah marketingowych i promocyjnych stata sie wizytowkg P.
S.A. Alkohol produkowany pod markg CHOPIN jest wysokiej jakosci. Jego produkcja odbywa sie w
matych seriach, a uprawniona kontroluje caty proces, wigczajgc w to zakup surowcow. Waodka ma
wyjgtkowy smak, ktéry uzyskuje sie dzieki recepturze i doskonatej jakosci sktadnikéw. (dowod: wydruki

ze stron internetowych k.55-58)

Waodka, od wielu lat sprzedawana w kilkudziesieciu krajach swiata, jest jednym z bestsellerow
wsérdd polskich wédek premium. Zostata poddana ocenie w wielu miedzynarodowych rankingach
zdobywajgc na catym swiecie w ciggu ostatnich dziesieciu lat ponad 30 réznych nagrod i wyréznien.
Jest takze szeroko reklamowana w prasie i w réznych magazynach. Byta promowana podczas
wydarzen filmowych i muzycznych, z udziatem gwiazd filmu. Byta réwniez kreatywnie promowana w

Internecie, na ekskluzywnych stoiskach na lotniskach oraz w trakcie szeregu wydarzen i targéw.

Producent wodki CHOPIN fundowat wsparcie dla mtodych artystéw (...) w ramach konkursu (...) i

wspotorganizujgc konferencje (...) . (dowdd: zestawienie i materiaty reklamowe k.146-171, 173-191,

193-206) Spotka P. zaprojektowata szereg okazjonalnych butelek, szklanek i opakowan, ktére

przyciagaty uwage konsumentéw. (dowdd: projekt opakowan k.208-222)

Znak towarowy CHOPIN jest uzywany przez uprawniong od 1993 r. O jego renomie $wiadczy
to, ze tak oznaczony alkohol byt dystrybuowany w latach 2006-2010 przez L., najwiekszego na
Swiecie dystrybutora débr luksusowych. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k. 55-56) Znajomosé
marki CHOPIN deklaruje az 69 % ogotu badanych, przy czym az 80 % podstawowego kregu
odbiorcow, czyli regularnych konsumentow waédek. 29% badanych ustyszato o tej marce woédki po raz

pierwszy wiecej niz 10 lat temu, a 45 % zna marke od 3 do 10 lat. Marka CHOPIN byta najczesciej



wskazywana (znajomo$¢ spontaniczna) polskg markg premium 2z kategorii alkohole (32%
respondentéw, przed wodkami B., W., Z., S.i). (dowdd: badanie (...), ze stycznia 2016 r. k.60-75,
badanie (...) z 2015 r. k.77-144)

P. spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie jest importerem i
dystrybutorem win gronowych pochodzgcych m.in. z B.. (dowdd: wydruk ze strony internetowej k.224).
Na poczatku lutego 2020 r. w sieciach handlowych A., E.. oraz w Internecie pojawity sie¢ w sprzedazy
wina zawierajgce na etykiecie oznaczenie Chopin (wino Chopin Nocturne z winnicy K.V.). Na tylnej
etykiecie widniata informacja, ze jego wytgcznym dystrybutorem jest obowigzana. (dowdd: fotografie
k.226-236, 284-285, faktura k.237, wydruki ze stron internetowych k.238-242, 272-283)

Wezwana do zaniechania naruszen, obowigzana zakwestionowata zasadnos$¢ stawianych jej
zarzutéw. (dowdd: korespondencja k.244-252, 267, fotografie k. 254-260, wydruk ze strony
internetowej k.261-265)

Sad zwazyk

Podstawowg funkcjg znaku towarowego jest gwarantowanie konsumentowi lub koncowemu
odbiorcy mozliwosci okreslenia pochodzenia towaru lub ustugi nim oznaczonych, odréznienia go (bez
ewentualnosci wprowadzenia w btad) od towaréw lub ustug innego pochodzenia. (tak wyroki Euro-
pejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z 23.05.1978 r. w sprawie 102/77 H., z 18.06.2002 r. w sprawie
C-299/99 P., z 8.05.2008 r. w sprawie C-304/06 E., wyrok Sgdu Unii Europejskiej z 8.02.2011 r. w
sprawie T-157/08 1.)

Prawo wylgczne zostato przyznane, aby umozliwi¢ wiascicielowi znaku towarowego ochrone
jego szczegdlnych intereséw, zadbanie o to, aby znak ten mogt spetnia¢ wilasciwe mu funkcje
wskazywania konsumentom pochodzenia towaru lub ustugi oraz gwarantowania ich jakosci, a takze
funkcje komunikacyjng, reklamowsg i inwestycyjng. Wykonywanie prawa wytgcznego jest zastrzezone
dla przypadkéw, w ktérych uzywanie przez osoby trzecie okreslonego oznaczenia wptywa lub moze
negatywnie wptywac na petnione przez znak funkcje. (tak wyrok Trybunatu z 22.09.2011 r. w sprawie
C-482/09 B., a takze wyroki z 18.06.2009 r. w sprawie C-487/07 L’. z 23.03.2010r. w sprawach
potgczonych od C-236/08 do C-238/08 G.)

Zgodnie z art. 153 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej, przez
uzyskanie prawa ochronnego nabywa sie wytgcznos¢ uzywania znaku towarowego w sposob zarob-

kowy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, polegajgcego w szczegdlnosci na:

1. umieszczaniu tego znaku na towarach objetych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, ofero-
waniu i wprowadzaniu tych towaréw do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz sktadowaniu w celu
oferowania i wprowadzania do obrotu, a takze oferowaniu lub $wiadczeniu ustug pod tym znakiem;

2. umieszczaniu znaku na dokumentach zwigzanych z wprowadzaniem towaréw do obrotu lub
zwigzanych ze swiadczeniem ustug;

3. postugiwaniu sie nim w celu reklamy. (art. 154 p.w.p.)



Przepis art. 296 ust. 2 przyznaje natomiast wtascicielowi prawo do wytgcznego i niezaktéco-
nego uzywania znaku towarowego oraz zakazania innym osobom, ktére nie majg jego zgody,

uzywania w obrocie gospodarczym znaku identycznego:

1. ze znakiem towarowym, na ktéry udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym pierwszenstwem
na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do identycznych towardw;

2. lub podobnego do znaku towarowego, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczes$niejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych,
jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorcow w btad, ktdére obejmuje w szczegdlnosci ryzyko
skojarzenia znaku ze znakiem towarowym, na ktory udzielono prawa ochronnego z wczesniejszym
pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego;

3. lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, na ktéry udzielono prawa ochronnego z
wczesniejszym pierwszenstwem na rzecz tego uprawnionego w odniesieniu do jakichkolwiek towarow,
jezeli uzywanie tego znaku bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzys¢ lub jest

szkodliwe dla odrdzniajgcego charakteru lub renomy znaku wczesniejszego.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato
naruszone, lub osoba, ktorej ustawa na to zezwala, moze zgdac¢ zaniechania naruszania, wydania
bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzg-
dzonej szkody: na zasadach ogélnych albo poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiada-
jacej optacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia
bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie ze znaku. Przepis art.
286 p.w.p. stanowi natomiast, ze sad, rozstrzygajgc o naruszeniu prawa, moze orzec, na whniosek

uprawnionego, o bedgcych wilasnoscig naruszajgcego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych

wytworach oraz srodkach i materiatach, ktore zostaly uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia, w
szczegoblnosci moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasgdzonej na

jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi natomiast,
ze bez uszczerbku dla praw wtasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa
unijnego znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim,
ktére nie majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug,
oznaczenia, m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towaréw lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towardéw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne, podobne lub niepodobne do

tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i



uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego (zaréwno unijnego, jak i
krajowego) oraz przeciwstawianego mu oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci
wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej. Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie
mie¢ beda elementy odrézniajgce, a nie opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze zna-
kiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy,
lub gdy rozpatrywane jako cato$¢, wykazuje nieznaczne roznice, ktére nie zostang dostrzezone przez
przecietnego konsumenta. (tak wyrok Trybunatu z 20.03.2003 r. C-291/00 L. ) Dwa znaki towarowe sg
do siebie podobne, jezeli z punktu widzenia okre$lonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo
identyczne w jednym lub kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01
M.) Dla stwierdzenia, czy w konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwi¢ zaledwie
o0 podobienstwie, konieczne jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech
znakéw i ich calosciowego oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowa-nego, dostatecznie
uwaznego i rozsgdnego przecigetnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20.03.2003 r. w sprawie C-
291/00 L., z 8.05.2014 r. w sprawie C-591/12 P.)

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sgdu z 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 E., z
4.11.2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzaleznos¢ miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegoélnosci podobienstwem znakéw oraz podobienstwem towaréw/ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopieh podobienstwa towaréw i ustug moze byé zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23.10.2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13.09.2007 r. w sprawie C-234/06 1., z 18.12.2008 r. w
sprawie C-16/06 M.)

W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna czes¢ wiasciwego kregu odbiorcéw mogtaby zosta¢ sktoniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajgc, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 C.,
z4.05.1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L.)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposdb catosciowy, wediug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobiehstwem oznaczeh i towardow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11.11.1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23.03.2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18.12.2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8.05.2014 r. w sprawie C-
591/12 P. oraz wyroki Sgdu z 9.07.2003 r. w sprawie T-162/01 G.i z 20.01.2010 r. w sprawie T-460/07
L)



Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowaé w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22.06.1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6.05.2003 r. w sprawie C-104/01 L. i z 12.01.2006 r. C-361/04 R.) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ sie¢ na zachowany w pamieci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrozniajgcy znaku towarowego, ktéry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22.06.1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11.11.1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29.09.1998 r. w sprawie
C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspoizaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcéw, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy sie wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego znajo-
mosci wsréd odbiorcow, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w szcze-
golnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania, wielkos¢
inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy zainteresowa-
nych grup odbiorcéw, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych z
okreslonego przedsiebiorstwa, jak rowniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszen zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12.07.2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wytgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdlnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywdz lub wywdz towardw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako cze$ci tych nazw;
€) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;

f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje réwniez srodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest zapewnie-
nie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jeSli w prawie krajowym istniejg inne
jeszcze sposoby (srodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom rozporzadzenia, sad
powinien je, na wniosek powoda, zastosowac¢ do ochrony znaku unijnego. Odnosi sie to wprost do
przepisow art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sgdow panstwa cztonkowskiego moze

by¢ ztozony wniosek o zastosowanie s$rodkow tymczasowych (w tym zabezpieczajgcych) w



odniesieniu do unijnego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na mocy prawa tego panstwa, do znaku

krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wiasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogolnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny,
przed wszczeciem postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktéry
istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposdb uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu

zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wytgczajgc sposobow przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegolnosci sad moze unormowaé prawa i obowigzki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

Wylgcznosé P. S.A. uzywania na terytorium Unii Europejskiej znakéw towarowych: stownego

CHOPIN nr 015686694 i stowno-graficznego nr 010329209 oraz na terytorium Polski znaku

stowno-graficznego nr 217038 dla towaréw w klasie 33. klasyfikacji nicejskiej wynika ze
Swiadectw rejestracji i wydrukéw z baz urzeddw rejestracyjnych. Znaki te sg bardzo dobrze znane i

rozpoznawalne w relatywnym kregu konsumentéw.

Dla towaréw wysoce podobnych (wina), dystrybuowanych w tozsamych sieciach handlowych,
spétka P. uzywa oznaczen z identycznym elementem odrdzniajagcym (stowo CHOPIN) w bardzo
podobnym wizualnie oznaczeniu stowno-graficznym (identycznym  koncepcyjnie /autograf

kompozytora/ i fonetycznie):
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Sad podziela argumentacje uprawnionej przekonujacej o istnieniu wysokiego ryzyka konfuzji
konsumenckiej. Potencjalni nabywcy mogg btednie uznaé, ze wina Katarzyna Chopin Nocturne
pochodzg od uprawnionej do znakéw towarowych CHOPIN lub podmiotu powigzanego z nig
gospodarczo. Spoétka P. dopuszcza sie naruszenia praw do znakéw towarowych w sposéb
zdefiniowany w art. 9 ust. 2b rozporzadzenia i w art. 296 ust. 2 pkt 2 p.w.p,. P. S.A. przystugujg zatem
roszczenia okreslone w art. 9 ust. 3 rozporzgdzenia oraz art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Korzystanie
przez obowigzang w dziatalnosci handlowej, w zwigzku z oferowaniem i wprowadzaniem do obrotu
win oznaczonych Katarzyna Chopin Nocturne zakitéca wykonywanie przez znaki towarowe
uprawnionej przynaleznych im funkcji oznaczenia pochodzenia, reklamowe;j i jakosciowej. Moze takze

dziata¢ na szkode charakteru odrézniajgcego tych znakéw prowadzgc do ich degeneracii.

Uprawniona nalezycie uprawdopodobnita takze swodj interes prawny w uzyskaniu
zabezpieczenia. Aby nie wystgpity niekorzystne dla niej skutki konieczne jest niezwtoczne
zapewnienie ochrony jej praw wytgcznych. Brak zabezpieczenia i dtugotrwate oczekiwanie na
prawomocne rozstrzygniecie sagdu o zakazaniu obowigzanej naruszeh pozbawi uprawniong ochrony
prawnej i uniemozliwi osiggniecie celu postepowania gtéwnego. Uzywanie przez obowigzang w jego
toku kwestionowanych oznaczen bedzie utrwala¢ negatywne skutki naruszenia poprzez zacieranie, w
odbiorze konsumentéw, réznic pomiedzy towarami stron. Usuniecie skutkéw takich naruszen w

przysztosci moze okazac sie bardzo utrudnione, o ile w ogdle mozliwe.

Zadane sposoby zabezpieczenia odpowiadajg tresci przysztych roszczen. Zapewnig P. S.A.
nalezytg ochrone prawna, a obowigzanej nie obcigzg ponad potrzebe, moze ona bowiem prowadzi¢
dziatalno$¢é gospodarczag nie naruszajgc praw i intereséw gospodarczych oséb trzecich. (art. 730" w
zw. z art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

Sad oddalit wniosek w czesci w jakiej uprawniona zmierza do uzyskania zabezpieczenia
nieprecyzyjnego roszczenia o ,zniszczenie bezprawnie wytworzonych i wprowadzonych do obrotu
towarow” [brak wskazania jakich towaréw oprocz etykiet ma dotyczy¢ sankcja z pkt 1b.]. Wniosek
podlegat oddaleniu takze w takim zakresie w jakim Sad dokonat stylistycznych zmian sformutowan

przysztych roszczen i sposobéw jego zabezpieczenia w poréwnaniu z trescig zadan.

Na uwzglednienie nie zastugiwat ponadto wniosek o ,natozenie na obowigzanego obowigzku
zaptaty na rzecz uprawnionego sumy pienieznej w wysokosci 2 000 zt za kazdy dzien, w ktérym

obowigzany naruszy natozony przez Sad obowigzek”.

Zgodnie z art. 756° § 1 k.p.c. sad, na wniosek uprawnionego, moze w postanowieniu o

udzieleniu zabezpieczenia zagrozi¢ obowigzanemu nakazaniem zapfaty okreslonej sumy pienieznej
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na rzecz uprawnionego na wypadek naruszenia obowigzkéw okreslonych w tym postanowieniu.
Egzekucja $wiadczen niepienieznych unormowana w art. 1050 i w art. 1051" k.p.c. obejmuje dwa
etapy, na pierwszym z nich - ktory poprzez art. 756° k.p.c. moze mieC¢ miejsce w postepowaniu
zabezpieczajgcym - sgd moze wytgcznie zagrozi¢ diuznikowi zaptatg sumy pienieznej, nie moze

natomiast - jak zgda tego P. S.A. - nakaza¢ mu zaptaty na rzecz wierzyciela.

Stosownie do art. 733 k.p.c., Sgd wyznaczyt uprawnionej dwutygodniowy termin, w ktérym
pismo wszczynajgce postepowanie powinno by¢ wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia.
Zwrécit takze uprawnionej kwote stanowigcg réznice pomiedzy optatg uiszczong od wniosku a

nalezng opfatg sgdowa. (art. 80 ust 1 u.k.s.c.)
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